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Zur Frage, ob die Obliegenheit eines im Ausland ansassigen Markeninhabers, in einem
anhangig gewordenen Loschungsverfahren einen Inlandsvertreter zu bestellen, durch einen
formlos an die im Register vermerkte Auslandsadresse Ubermittelten Hinweis ausgeltst wer-
den kann.



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 38/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2019:070319B30Wpat38.18.0



betreffend die IR-Marke 985 283 — SB 100/17 LAsch

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts in der Sitzung vom 7. Marz 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Der Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes wird

anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Grinde:

Der international registrierten Marke IR 985 283

WIPEOUT

wurde am 13. Juli 2009 fur Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der

Klasse 41 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland bewilligt.

Mit Eingabe beim Deutschen Patent- und Markenamt vom 23. Marz 2017 hat die
Antragstellerin gegen diese IR-Marke einen Antrag auf Schutzentziehung wegen
Verfalls flur das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 88 119, 124, 115,
49, 53 MarkenG gestellt, da die Marke nicht gemal3 8§ 26 MarkenG benutzt worden

sei.

Eine Mitteilung Uber den Eingang dieses Antrages auf Schutzentziehung wurde an

die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansassige IR-Markeninhaberin



zunachst mit einfachem Schreiben vom 27. Marz 2017 per Post versandt, verbun-
den mit dem Hinweis, dass sie am Verfahren nur teilnehmen kénne, wenn sie
einen inlandischen Patent- oder Rechtsanwalt oder einen sonstigen Inlandsver-
treter im Sinne des 8§ 96 Abs. 2 MarkenG beauftrage.

Am 27. Juni 2017 hat das Patentamt durch Aufgabe zur Post mit Ubergabeein-
schreiben die ,Mitteilung nach 8§ 53 Abs. 2 MarkenG*" vom 22. Juni 2017 tber den
Antrag auf Schutzentziehung versandt, nunmehr verbunden mit dem Hinweis,
dass der IR-Marke der Schutz in Deutschland entzogen werde, wenn die Marken-
inhaberin nicht innerhalb von zwei Monaten nach Empfang dieser Mitteilung wider-
spreche (8 53 Abs. 3 MarkenG, Art. 5 Abs. 6 PMMA). Aul3erdem wurde erneut auf
die Notwendigkeit der Benennung eines Inlandsvertreters hingewiesen. Dieses
Schreiben ist am 8. August 2017 mit dem Vermerk ,Return to Sender - Unclaimed

- Unable to Forward” an das Patentamt zuriickgelangt.

Mit Verfigung vom 5. September 2017 hat die Markenabteilung hierauf die offent-
liche Zustellung der ,Mitteilung nach 8 53 Abs. 2 MarkenG* Uber den Antrag auf

Schutzentziehung veranlasst.

Mit Beschluss vom 9. Februar 2018 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamtes der international registrierten Marke IR 985 283 den

Schutz in der Bundesrepublik Deutschland entzogen.

Zur Begrundung ist ausgefuhrt, die IR-Markeninhaberin habe keinen Inlandsver-
treter bestellt. Eine Zustellung der Mitteilung Uber den Schutzentziehungsantrag
an die Markeninhaberin mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post
gemald 8§ 94 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. 8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 VWZG sei erfolg-
los geblieben. Die Zustellung sei daher im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 3 VWZG nicht
maoglich gewesen, so dass sie durch offentliche Bekanntmachung habe erfolgen
konnen. Da die IR-Markeninhaberin dem ihr im Wege offentlicher Zustellung ord-

nungsgemal bekannt gegebenen Antrag auf Schutzentziehung nicht innerhalb der



Frist von zwei Monaten widersprochen habe, sei der international registrierten
Marke IR 985 283 auf den zulassigen Antrag ohne weitere SacherOrterung nach
§8 119, 124, 115 Abs. 1, 53 Abs. 3 MarkenG i. V. m. Art. 5 C Abs. 1 PVU, Art. 5
Abs. 1, 6 PMMA der Schutz fiir die Bundesrepublik Deutschland zu entziehen.

Dieser mit einer Rechtsmittelbelehrung versehene Beschluss wurde zunachst am
16. Februar 2018 per ,Aufgabe zur Post mit Ubergabeeinschreiben an die IR-
Markeninhaberin versandt, gelangte jedoch erneut mit dem Vermerk ,Return to
Sender - Attempted - Not Known - Unable to Forward“ an das Deutsche Patent-
und Markenamt zurlick. Die Markenabteilung hat daraufhin auch insoweit die

offentliche Zustellung verfugt.

Ebenso offentlich zugestellt wurden sodann die ,Feststellung® des Deutschen
Patent- und Markenamtes uber die Schutzentziehung vom 18. Juli 2018 sowie ein
weiteres, an die IR-Markeninhaberin gerichtetes Schreiben vom 18. Juli 2018 Uber
den Abschluss des Schutzentziehungsverfahrens, dem auch eine Durchschrift der
dem Internationalen Biro der WIPO in Genf Gbersandten Mitteilung vom selben

Tag beigefugt war.

Mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2018 hat der Verfahrensbevollméachtigte und In-
landsvertreter der IR-Markeninhaberin unter Bezugnahme ,auf den Bescheid des
Internationalen Biros vom 20. August 2018 sowie die ,dazugehdrige Mitteilung
vom 18. Juli 2018“ des Patentamts, wonach der Schutz der IR-Marke fur
Deutschland am 9. Februar 2018 wegen Verfalls unanfechtbar entzogen worden

sei, Akteneinsicht beantragt.

AulRerdem hat er ,Beschwerde gegen den Beschluss des Internationalen Blros
Uber die Schutzentziehung in Deutschland vom 9.2.2018" eingelegt und zugleich
vorsorglich Widerspruch gegen den Verfallsantrag erhoben, da die angegriffene
Marke insbesondere in Deutschland ernsthaft benutzt worden sei, sowie schliel3-



lich hilfsweise Wiedereinsetzung in die Frist zur Erhebung des Widerspruchs
gegen den Verfallsantrag beantragt.

Nach erfolgter Akteneinsicht hat die IR-Markeninhaberin sodann mit Eingabe vom
10. Dezember 2018 Beschwerde gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4
des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Februar 2018 erhoben.

Zur Begrindung tragt sie vor, die IR-Markeninhaberin habe keinerlei Kenntnis von
dem Loschungsantrag gehabt, nachdem samtliche Zustellungen gescheitert seien.
Mangels ordnungsgemalier Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 2 MarkenG
sei die Widerspruchsfrist nach § 53 Abs. 3 MarkenG nicht in Lauf gesetzt worden
und hétten die Voraussetzungen fir eine Schutzentziehung der IR-Marke wegen

Verfalls fir das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht vorgelegen.

Bei auslandischen Markeninhabern dirfe die Zustellung nur dann durch Aufgabe
zur Posti. S. d. 8 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG erfolgen, wenn der Markeninhaber kei-
nen Inlandsvertreter bestellt habe, obwohl er hierzu verpflichtet gewesen sei. Eine
solche Verpflichtung habe vorliegend fiir die IR-Markeninhaberin nicht bestanden.
Denn zum einen sei die Schutzerteilung bis zum Zeitpunkt des verfahrensgegen-
standlichen Léschungsantrags unbeanstandet geblieben. Zum anderen folge eine
Verpflichtung zur Bestellung eines Inlandsvertreters auch nicht aus den Mitteilun-
gen des Patentamtes vom 27. Marz 2017 und vom 22. Juni 2017.

Die formlose, mit einfacher Post versandte Mitteilung vom 27. Méarz 2017 sei der
Markeninhaberin nicht zugegangen, so dass sie hierauf nicht habe reagieren kon-
nen. Der Sache nach sei sie nicht geeignet, eine Obliegenheit der IR-Markeninha-
berin zur Bestellung eines Inlandsvertreters im Sinne von 8§94 Abs.1 Nr.1
MarkenG zu begriinden, da sie nicht férmlich zugestellt worden sei. Die Mitteilung
Uber die (neu entstandene) Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters
misse aber denselben strengen Anforderungen des VwZG unterliegen wie die

Zustellung des Loschungsantrags selbst. Andernfalls wiirde der Schutzzweck der



einschlagigen Vorschriften Uber die Auslandszustellung unterlaufen und ein Mar-
keninhaber, der von der Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters
keine Kenntnis erhalten und daher auch keine Pflichtverletzung begangen habe,
wirde mit der weitreichenden Folge einer Léschung bzw. Schutzentziehung seiner

Marke sanktioniert.

Ausgehend hiervon erfiille auch die zweite, per Ubergabe-Einschreiben am
27. Juni 2017 versandte Mitteilung des Patentamts vom 22. Juni 2017 nicht die
gesetzlichen Anforderungen an eine wirksame Zustellung. Denn auch zu diesem
Zeitpunkt habe die Markeninhaberin keine Kenntnis von der Notwendigkeit der
Bestellung eines Inlandsvertreters gehabt, so dass die Voraussetzungen fur eine
vereinfachte Auslandszustellung nach 8§ 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 184
Abs. 2 Satz 1, 4 ZPO nicht vorgelegen hatten.

Schliel3lich seien auch die 6ffentlichen Zustellungen nicht von § 10 VwZG gedeckt
gewesen. Das Scheitern der ersten Zustellungsversuche durch Aufgabe als Ein-
schreiben zur Post rechtfertige noch nicht die nach § 10 Abs. 1 Nr. 1, 3 VwWZG
erforderliche Feststellung, dass der Aufenthalt des Empféangers allgemein unbe-
kannt gewesen sei, zumal es die Markenabteilung entgegen den Vorgaben der

Rechtsprechung versaumt habe, weitere Nachforschungen zu unternehmen.

Daher seien weder die Mitteilung nach 8§ 53 Abs. 2 MarkenG, noch der Schutzent-
ziehungsantrag, noch der angefochtene Beschluss Uber die Schutzentziehung der
IR-Markeninhaberin ordnungsgemal’ zugestellt worden, so dass weder die Wider-
spruchsfrist nach 8§ 53 Abs. 3 MarkenG noch die Beschwerdefrist in Lauf gesetzt
worden sei. Da die Voraussetzungen fiir eine Loschung gemafl 8 53 MarkenG
nach alledem nicht vorgelegen héatten, sei der angefochtene Beschluss zu Unrecht

ergangen und auf die zuldssige Beschwerde hin aufzuheben.



Die IR-Markeninhaberin beantragt sinngeman,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-

und Markenamtes vom 9. Februar 2018 aufzuheben.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Zur Begrundung tragt sie vor, das Vorbringen der Markeninhaberin verkenne, dass
das Patentamt die Markeninhaberin mit am 27. Méarz 2017 per Post versandtem
Schreiben auf die nunmehr bestehende Notwendigkeit zur Bestellung eines In-
landsvertreters hingewiesen und eine Zustellung der Mitteilung Uber den Antrag
auf Loschung durch Aufgabe zur Post erst knapp drei Monate spater vorgenom-
men habe. Dabei unterliege die Mitteilung Uber die Notwendigkeit der Inlandsver-
treterbestellung selbst gerade keinem Zustellerfordernis, sondern kdnne formlos
erfolgen (unter Hinweis auf Kopacek in: Kur/von Bomhard/Albrecht, BeckOK Mar-
kenrecht, 18. Auflage, 853 Rn.19). Somit sei durch das Schreiben vom
27. Mérz 2017 die Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters begrindet
worden und die Voraussetzungen fur die Zustellung der Mitteilung Uber den L6-
schungsantrag durch Aufgabe zur Post am 27. Juni 2017 nach 8§ 94 Abs. 1 Nr. 1
MarkenG héatten vorgelegen. Gemald 8 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 MarkenG sei dabei
die unwiderlegliche Zustellungsfiktion des § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO entsprechend
anzuwenden, wonach das Schriftstiick zwei Wochen nach Aufgabe zur Post als

zugestellt gelte.

Folglich sei die Beschwerde bereits unzuldssig, da der angefochtene Beschluss
am 16. Februar 2018 zur Post gegeben und gemall § 94 Abs.1 Nr.1 Satz 3
MarkenG i. V. m. 8§ 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO analog als der Markeninhaberin am
2. Marz 2018 zugestellt gelte. Bei Erhebung der Beschwerde am 22. Oktober 2018

sei die Monatsfrist des § 66 Abs.2 MarkenG daher seit Langem abgelaufen



gewesen. Ferner sei die Beschwerde unbegriindet, da die Mitteilung Gber den An-
trag auf Schutzentziehung am 22. Juni 2017 zur Post gegeben worden sei und
somit als der Markeninhaberin am 6. Juli 2017 zugestellt gelte. Ausgehend hiervon
habe es die Markeninhaberin versaumt, dem Ldoschungsantrag gemaf 8§ 53 Abs. 3
MarkenG binnen einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung zu widersprechen,

der erst am 22. Oktober 2018 erklarte Widerspruch sei offensichtlich verfristet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Der Senat erachtet es wegen einer Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung
gemall § 68 Abs. 2 MarkenG flr angemessen, der Prasidentin des Deutschen
Patent- und Markenamtes anheimzugeben, dem Beschwerdeverfahren beizutre-

ten.

Er halt den Beitritt zur Klarung der Frage erforderlich, ob eine formlose, mit einfa-
chem Brief ins Ausland versandte Unterrichtung ausreicht, um die Verpflichtung
des auswartigen Markeninhabers nach § 96 Abs. 1 MarkenG zur Bestellung eines
Inlandsvertreters zu begrinden, dies mit der Folge, dass im Falle des Unterblei-
bens der Vertreterbestellung von einer Obliegenheitspflichtverletzung auszugehen
und die vereinfachte Auslandszustellung (hier insbesondere: der Mitteilung nach
8§ 53 Abs. 2 MarkenG) nach 8§ 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG eroffnet ware.

1. Die Beschwerde wendet sich gegen den Beschluss der Markenabteilung des
Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Februar 2018, mit dem der interna-
tional registrierten Marke IR 985 283 der Schutz in der Bundesrepublik Deutsch-
land wegen Verfalls nach 88 119, 124, 115 Abs. 1, 53 Abs. 3 MarkenG i. V. m.
Art. 5 C Abs. 1 PVU, Art. 5 Abs. 1, 6 PMMA ohne weitere Sachprifung entzogen



worden ist, da die IR-Markeninhaberin dem ihr ordnungsgemal bekannt gegebe-
nen Antrag auf Schutzentziehung nicht innerhalb der Frist von zwei Monaten

widersprochen habe.

Nach 8 53 Abs. 3 MarkenG wird eine Eintragung aufgrund eines Antrages auf L6-
schung wegen Verfalls (8 49 MarkenG) geldscht, wenn der Inhaber der Marke
nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung des Patentamtes
gemal 8 53 Abs. 2 MarkenG der Ldschung widerspricht. Voraussetzung der L6-
schung ist daher zunachst eine ordnungsgemal3e Zustellung der Mitteilung nach
§ 53 Abs. 2 MarkenG. Liegt infolge von Zustellungsmangeln keine ordnungsge-
mal3e foérmliche Zustellung vor, wird die zweimonatige Widerspruchsfrist nicht in
Gang gesetzt (BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 36/11 — Dermatop; BPatG
25 W (pat) 52/08, BeckRS 2009, 11552 — LUXOR) und es darf keine Loschung
(bzw. hier: Schutzentziehung) wegen Verfalls erfolgen.

2. Fur Zustellungen im Verfahren vor dem Patentamt gelten die Vorschriften
des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwWZG) mit den MaRgaben gemalR § 94
Abs.1 Nr.1 bis 4 MarkenG. Fir Auslandszustellungen (hier: an die in den
Vereinigten Staaten von Amerika ansassige IR-Markeninhaberin) stehen nach den

gesetzlichen Vorgaben grundséatzlich folgende Zustellungsarten zur Verfigung:

a) Zunachst kommen nach 8 9 Abs. 1 VwZG grundsétzlich als Zustellungsfor-
men in Betracht: das Einschreiben mit Rickschein (8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 VwZG), das
Ersuchen einer Behérde des fremden Staates (8 9 Abs. 1 Nr. 2 VwZG), das Ersu-
chen des Auswartigen Amtes (8 9 Abs. 1 Nr. 3 VWZG) und ferner die Ubermittlung
elektronischer Dokumente unter den Voraussetzungen des 8 5 Abs. 5 VwZG (8 9
Abs. 1 Nr. 4 VWZG; vgl. im Einzelnen auch Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG,
12. Auflage 2018, § 94 Rn. 251.).
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b) Lediglich wenn alle anderen Moglichkeiten, dem Empfanger das Schriftstiick
zu Ubermitteln, erschopft sind, kann als letztes Mittel der Bekanntgabe (vgl.
Engelhardt/App/Schlatmann, VwZG, 11. Aufl. 2017, 810 Rn.2 m.w. N.) die
offentliche Zustellung nach § 10 VwZG erfolgen; andernfalls verstof3t die offent-
liche Zustellung gegen Art. 103 Abs. 1 GG (BVerfG NJW 1988, 2361; BGHZ 118,
45) Zu den anderen Formen der Zustellung, die auszuschdpfen sind, zahlt auch
die Auslandszustellung gemal’ 8 9 VwWZG, sofern sie Erfolg versprechend ist (vgl.
Engelhardt/App/Schlatmann, a. a. O., 8§ 10 Rn. 2). Grundsatzlich ist zu bertck-
sichtigen, dass das offentlich zugestellte Dokument dem Empfanger regelméalig
inhaltlich nicht bekannt wird, die Zustellung ist hier reine Fiktion (Engelhardt/
App/Schlatmann, a. a. O. § 10 Rn. 2.) An die Anordnung der offentlichen Zustel-
lung sind daher strenge Anforderungen zu stellen (BayVGHE 23, 143, 144). Fehler
fuhren unabhangig davon, ob sie der Behorde bekannt und von ihren Bedienste-
ten verschuldet waren, zur Unwirksamkeit (OLG Schleswig NJW-RR 2002, 714).

c) Neben diesen Zustellformen des VwWZG eroffnet § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG
fur das markenrechtliche Verfahren die Moglichkeit einer vereinfachten Auslands-
zustellung mit eingeschriebenem Brief per Aufgabe zur Post, was allerdings
voraussetzt, dass der auswartige Empfanger ,entgegen dem Erfordernis des 8§ 96
keinen Inlandsvertreter bestellt* hat. Liegt diese Voraussetzung vor, fuhrt § 94
Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 MarkenG zur entsprechenden Anwendung der Zustellungsfik-
tion nach § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO, wonach die jeweiligen Schriftstiicke zwei Wo-
chen nach Aufgabe zur Post als zugestellt gelten. Anders als etwa bei der Aus-
landszustellung per Einschreiben mit Ruckschein nach 8 9 Abs. 1 Nr. 1 VwZG ist
daher kein tatsachlicher Nachweis der Zustellung erforderlich, vielmehr begrindet
§ 184 Abs.2 Satz1l ZPO eine unwiderlegliche Vermutung des Zugangs (vgl.
Musielak/Voit, ZPO, 15. Aufl., 8 184 Rn. 3), die selbst dann gilt, wenn der Emp-
fanger die Sendung tatsachlich nicht erhalten hat oder wenn — wie hier — die auf-
gegebene Sendung als ,unzustellbar® zurtickkommt (vgl. Zéller/Stober, ZPO,
32. Aufl., 8§ 184 Rn. 8 m. w. N.).


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=103&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=103&g=GG&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=1988&s=2361&z=NJW
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=118&s=45&z=BGHZ
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3. Nach MalRgabe des dargelegten rechtlichen Hintergrundes erscheint die Be-
grundung des angefochtenen Beschlusses der Markenabteilung vom 9. Fe-
bruar 2018 teilweise in sich widersprichlich, zumal die gesetzlich vorgesehenen
Formen der Auslandszustellung zum Teil vermengt werden. So wird eingangs
darauf abgestellt, dass die IR-Markeninhaberin keinen Inlandsvertreter bestellt
habe, und sodann auf die Zustellung der Mitteilung Uber den Schutzentziehungs-
antrag per eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post ,gemaR § 94 Abs. 1
Nr. 1 Satz 1 MarkenG* (allerdings ,i. V. m. 8 9 Abs. 1 Nr. 1 VwWZG") eingegangen.
Sodann wird jedoch nicht auf die Zustellungsfiktion nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3
MarkenG i. V. m. 8 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO abgehoben, sondern darauf, dass die-
ser Zustellungsversuch ,erfolglos” geblieben und daher die 6ffentliche Zustellung

nach 8§ 10 Abs. 1 Nr. 3 VwWZG erd6ffnet gewesen sei.

4.  Soweit die Markenabteilung somit im Ergebnis davon ausgeht, dass eine ord-
nungsgemalfe Bekanntgabe der Mitteilung nach 8§ 53 Abs. 2 MarkenG im Wege
der offentlichen Zustellung erfolgt sei, ist festzustellen, dass die Voraussetzungen
nach 8 10 Abs. 1 VwZG nicht vorlagen und daher samtliche im vorliegenden Ver-

fahren vorgenommenen 6ffentlichen Zustellungen unwirksam sind.

Zwar kommt die Anwendung der Ausnahmevorschrift des 8 10 Abs. 1 Nr. 3 VWZG
auch in Fallen in Betracht, in denen der Zustellungsempfanger im Ausland lebt
oder ansassig ist, sein Aufenthaltsort dort aber unbekannt ist (Engelhardt/App/
Schlatmann, a. a. O., 8 7 m. w. N.). Allerdings trifft die Behdrden hier — wie auch
im Rahmen von 8§ 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG — immer die Pflicht, Nachforschungen
durchzufuhren (vgl. FG Hamburg, EFG 2011, 2047; FG Koln EFG 2012, 1708)
und zu dokumentieren. Vorliegend fehlt es indes schon an der erforderlichen Fest-
stellung, dass der Aufenthalt der IR-Markeninhaberin allgemein unbekannt ist. Das
blo3e Scheitern der jeweiligen Zustellungsversuche per Einschreiben, wobei die
Briefe jeweils mit entsprechenden postalischen Vermerken (L,UNCLAIMED -
UNABLE TO FORWARD") des ausléndischen Zustellers an die Markenabteilung
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zurtickgelangt sind, rechtfertigt diese nach 8 10 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 3 VwZG
erforderliche Feststellung nicht. Vielmehr waren zumindest Nachforschungen
erforderlich und in den Akten zu dokumentieren gewesen (BPatG PAVIS PROMA
28 W (pat) 227/03 — MONTANA; Engelhardt/App/Schlatmann, a. a. O., 8 10 Rn. 2,
7). Wenngleich, anders als bei einem reinen Inlandssachverhalt, sich Anfragen bei
Einwohnermeldeamtern oder sonstigen Registerbehdrden insoweit grundsatzlich
nicht auf das Ausland erstrecken mussen, ist nach der Rechtsprechung etwa die
Nachfrage bei dem Antragsteller der Schutzentziehung, der sich mdglicherweise
wegen anderer Rechtsstreitigkeiten im Kontakt mit der Antragsgegnerin befindet,
geboten (BPatG 28 W (pat) 227/03 — MONTANA). Vorliegend héatte ferner zumin-
dest eine Anfrage bei dem von der WIPO in ,ROMARIN* bzw. im ,WIPO Madrid
Monitor* erfassten niederlandischen Vertreter der IR-Markeninhaberin nahegele-
gen. Schlie3lich verfugt die IR-Markeninhaberin — jedenfalls im Zeitpunkt dieser
Entscheidung — Uber eine Homepage mit Telefonkontaktdaten sowie zudem mit
einem Verweis auf eine deutsche E-Mail-Kontaktadresse (der EndomolShine
Germany). Auch hier héatte dann aber zumindest der Versuch einer Nachfrage im
Hinblick auf die postalische Erreichbarkeit der IR-Markeninhaberin erfolgen kon-

nen.

Alle diese moglichen Ermittlungsversuche sind, ebenso wie weitere Zustellversu-
che nach 89 Abs. 1 Nr.2 und 3 VwWZG, offensichtlich unterblieben, obwohl sie
— angesichts der erheblichen Rechtsfolgen zu Lasten der IR-Markeninhaberin —
vor einer rein formalen o6ffentlichen Zustellung angezeigt gewesen waren. Jeden-
falls hat die Markenabteilung keine Nachforschungen in der Akte dokumentiert, die
die Schlussfolgerung, der Aufenthalt der IR-Markeninhaberin sei ,allgemein unbe-
kannt* im Sinne von 8 10 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 3 VWZG, rechtfertigen kdnnten.
Bereits aus diesem Grunde waren die offentlichen Zustellungen — sowohl der Mit-
teilung gemafld 8§ 53 Abs. 2 MarkenG, als auch des angefochtenen Beschlusses

Uber die Schutzentziehung — unwirksam.
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5. Die Antragstellerin macht jedoch geltend, dass die mal3gebliche ,Mitteilung
nach 8 53 Abs. 2 MarkenG* der IR-Markeninhaberin bereits zuvor, durch das am
27. Juni 2017 per Aufgabe zur Post mit Ubergabeeinschreiben versandte Schrei-
ben vom 22. Juni 2017, ordnungsgemal nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG zuge-
stellt und hierdurch die Widerspruchsfrist nach 8 53 Abs. 3 MarkenG in Lauf
gesetzt worden sei, so dass es auf die Unwirksamkeit der nachfolgenden o6ffent-

lichen Zustellung nicht mehr ankame.

Somit ist entscheidungserheblich, ob die Voraussetzungen fiir eine vereinfachte
Auslandszustellung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG vorlagen. Zulassig ist eine
Zustellung mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post nach 8 94 Abs. 1
Nr. 1 MarkenG wie dargelegt aber nur dann, wenn der auswartige Markeninhaber
entgegen 8 96 Abs. 1 MarkenG keinen Inlandsvertreter bestellt hat, obwohl er
hierzu verpflichtet gewesen ware (vgl. Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 54
Rn. 14 m. w. N.). Die Antragstellerin argumentiert hierzu, dass die formlose, mit
einfacher Post versandte Mitteilung vom 27. Marz 2017 tber die Notwendigkeit zur
Bestellung eines Inlandsvertreters ausreichend gewesen sei, um die entspre-
chende Verpflichtung der IR-Markeninhaberin nach 8 96 Abs.1 MarkenG zu
begriinden. Auf eine foérmliche Zustellung komme es insoweit nicht an, die blof3e
Mitteilung der Notwendigkeit der Inlandsvertreterbestellung kénne formlos erfol-
gen. Die Antragstellerin stitzt ihre Rechtsauffassung dabei auf die Kommentie-
rung von Kopacek (in: Kur/von Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, 18. Auf-
lage, Stand: 1. Juli 2019, 8 53 Rn. 19), in der im Einzelnen ausgefihrt wird:

»(-..) In der Praxis des DPMA wird dem Markeninhaber in zutreffender
Weise daher, sofern gegen seine Marke ein Antrag auf Erklarung des
Verfalls erhoben ist, zunachst formlos mitgeteilt, dass fir eine Teilnahme
am Verfallsverfahren ein Vertreter zu bestellen ist. Unterbleibt die Vertre-
terbestellung, erfolgt eine Zustellung des Antrags auf Erklarung des Ver-
falls durch Aufgabe zur Post. Diese Verfahrensweise wird auch hinsicht-

lich eines Antrags auf Erklarung des Verfalls gegen eine IR-Marke durch-
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gefuhrt; insbesondere darf der Antrag auf Erklarung des Verfalls nicht
unmittelbar an den von der WIPO (ROMARIN) erfassten Vertreter zuge-

stellt werden”.

6. Nach der (zustimmenden) Kommentierung von Kopacek (a. a. O.) entspricht
es somit einer Praxis des Patentamts im Verfallsverfahren, die Verpflichtung des
auswartigen Markeninhabers zur Bestellung eines Inlandsvertreters nach 8§ 96
Abs. 1 MarkenG durch Ubersendung einer formlosen Mitteilung herbeizufiihren
und sodann, bei unterbliebener Vertreterbestellung, die mal3gebliche, die Wider-
spruchsfrist in Lauf setzende ,Mitteilung nach 8 53 Abs. 2 MarkenG* durch Auf-

gabe zur Post zuzustellen.

Die Richtigkeit dieser Praxis bzw. der ihr zugrundeliegenden Rechtsauffassung
unterstellt, ware im vorliegenden Fall die Verpflichtung der IR-Markeninhaberin
nach 8 96 Abs.1 MarkenG durch die formlose Mitteilung vom 27. Méarz 2017
begrindet worden, dies unabhangig davon, ob die IR-Markeninhaberin tatsachlich
von dem Inhalt des Schreibens Kenntnis nehmen konnte. Ferner soll, da eine
Reaktion auf das Schreiben ausblieb, nach dieser Auffassung festzustellen sein,
dass die IR-Markeninhaberin entgegen dem Erfordernis des § 96 keinen Inlands-
vertreter bestellt hat, so dass fir alle nachfolgenden Zustellungen per Aufgabe zur
Post die Voraussetzungen des 8 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG vorgelegen hatten und
die Zustellungsfiktion des § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO uber § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3

MarkenG entsprechende Anwendung finden wirde.

Ausgehend hiervon wirde der Antrag auf Schutzentziehung, der vom Patentamt
am 27. Juni 2017 als Einschreiben zur Post aufgegeben worden ist, der Markenin-
haberin gemall § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 MarkenG i.V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1
ZPO als am 11. Juli 2017 zugestellt gelten. Die Markeninhaberin hatte es daher
versaumt, dem Loschungsantrag gemafl 8 53 Abs. 3 MarkenG binnen einer Frist

von zwei Monaten nach Zustellung zu widersprechen, so dass die Markenabtei-
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lung die Schutzentziehung der IR-Marke wegen Verfalls gemaf 88 119, 124, 115
Abs. 1, 107, 49 Abs. 1 Satz 1, 53 Abs. 3 MarkenG im Ergebnis zu Recht angeord-

net hatte.

Dartiber hinaus wurde der mit einer Rechtsmittelbelehrung versehene angefoch-
tene Beschluss der Markenabteilung Uber die Schutzentziehung, der am 16. Fe-
bruar 2018 per Einschreiben zur Post aufgegeben worden ist, gemafld 8§ 94 Abs. 1
Nr. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO analog als der IR-Marken-
inhaberin am 2. Marz 2018 ordnungsgemal zugestellt gelten, so dass die vorlie-
gende Beschwerde wegen Versaumung der einmonatigen Beschwerdefrist des

8 66 Abs. 2 MarkenG bereits unzulassig ware.

7. Nach vorlaufiger Sicht des Senats bestehen allerdings gewichtige Bedenken
dagegen, eine formlose, mit einfachem Brief ins Ausland versandte Mitteilung aus-
reichen zu lassen, um die Verpflichtung des auswartigen Markeninhabers nach
8§ 96 Abs. 1 MarkenG zur Inlandsvertreterbestellung zu begriinden. Ferner unter-
liegt es gerade im markenrechtlichen Loschungsverfahren erheblichen Bedenken,
die unterbliebene Reaktion des auswartigen Markeninhabers auf ein solches
Schreiben (ohne Zugangsnachweis) als Obliegenheitspflichtverletzung zu werten
und ausgehend hiervon die vereinfachte Auslandszustellung durch Aufgabe zur
Post nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG mit der Zustellungsfiktion nach 8§ 94 Abs. 1
Nr. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. 8§ 184 Abs. 2 Satz1 ZPO analog fur erdffnet zu
erachten. Im Einzelnen stehen der bei Kopacek (a. a. O.) geschilderten Praxis des

Patentamts folgende Erwégungen entgegen:

a) Ein formloser, per einfachem Brief ins Ausland versandter Hinweis auf die
Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters beinhaltet keinen Nachweis
fur dessen Zugang. Auch im vorliegenden Fall bestreitet die IR-Markeninhaberin,
das formlose Schreiben vom 27. Marz 2017 erhalten zu haben, wofir im Ubrigen

auch spricht, dass die nachfolgenden, an dieselbe Adresse gerichteten Zustellun-
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gen per eingeschriebenem Brief als unzustellbar (,Unable to Forward“) an das
Patentamt zurtickgelangt sind.

b) Die vereinfachte Mdglichkeit der Auslandszustellung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1
Satz 1 MarkenG knupft aber, wie dargelegt, an die Verletzung der Obliegenheit
eines auswartigen Verfahrensbeteiligten an, bei Vorliegen der Voraussetzungen
des § 96 einen Inlandsvertreter zu bestellen. Die Annahme einer Pflichtverletzung
setzt dabei zumindest die Erkennbarkeit dieser Pflicht fir den betroffenen Mar-
keninhaber voraus. Die letzte Fassung der Vorschrift des 8§ 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1
MarkenG (durch Artikel 3 Nr. 5 des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisie-
rung des Patentrechts vom 31. Juli 2009, BGBI | S. 2521, 2524) stellt zwar nach
ihrem Wortlaut nicht mehr ausdriicklich darauf ab, ob fir den Empfanger die Not-
wendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters im Zeitpunkt der zu bewirkenden
Zustellung erkennbar sein musste. Mit der Streichung dieser Formulierung ist
jedoch eine Anderung der bis dahin glltigen Rechtslage nicht beabsichtigt gewe-
sen (Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 94 Rn. 28). Vielmehr ist nach der Be-
grindung des Regierungsentwurfs davon auszugehen, dass bei einem Zustel-
lungsadressaten, der selbst ein Verfahren vor dem DPMA eingeleitet hat, ange-
sichts der klaren gesetzlichen Regelung ohne weiteres unterstellt werden kann,
dass fur ihn die Notwendigkeit eines Inlandsvertreters erkennbar war (BT-
Drs. 16/11339 vom 10. Dezember 2008, S.29 i.V.m. 26f.; Strobele/Hacker/
Thiering, a. a. O., § 94 Rn. 28). Eine Zustellung mit eingeschriebenem Brief durch
Aufgabe zur Post soll jedoch weiterhin dann nicht moglich sein, wenn der Zustel-
lungsadressat durch die beabsichtigte Zustellung erstmals in Bezug auf das kon-
krete Schutzrecht in ein Verfahren vor dem Patentamt einbezogen werden soll und
das Patentamt ihn nicht vorher von dem Erfordernis eines Inlandsvertreters in
Kenntnis gesetzt hat (Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 94 Rn. 28). In diesem
Fall kann nicht von einer Obliegenheitsverletzung des Zustellungsadressaten aus-
gegangen werden, da dieser zuvor keinen Anlass hatte, einen Inlandsvertreter zu
bestellen. Damit bleiben die von der Rechtsprechung schon friher aufgestellten

Grundsatze zur Obliegenheit zur Inlandsvertreterbestellung (vgl. insbesondere
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BGH GRUR 1993, 467, 477 f. — Zustellungswesen; BPatG Mitt. 1991, 218, 219)
weiterhin maf3geblich (vgl. ausfihrlich Strobele/Hacker/Thiering, a.a. O., 894
Rn. 28).

c) Auch im vorliegenden Fall sollte die auswartige Markeninhaberin erstmals in
Bezug auf die verfahrensgegenstandliche IR-Marke in ein Verfahren vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt einbezogen werden und das Patentamt hat sie
—da sie den Zugang des Schreibens vom 27. Marz 2017 bestreitet und es an
einem Zugangsnachweis fehlt — nicht nachweislich von dem Erfordernis der Ver-
treterbestellung in Kenntnis gesetzt. Weder besteht eine Grundlage dafir, den
Zugang des mit einfachem Brief ins Ausland Ubersandten Schreibens vom
27. Méarz 2017 zu fingieren, noch sind sonst Umstande ersichtlich, die es rechtfer-
tigen konnten, eine — tatsachlich nicht feststellbare — Kenntnis der IR-Markeninha-
berin oder jedenfalls eine ,Erkennbarkeit* der erst neu begriindeten Verpflichtung
nach 8 96 Abs. 1 MarkenG zu unterstellen. Dann aber kann der IR-Markeninhabe-
rin, fur die die Notwendigkeit der Inlandsvertreterbestellung nicht erkennbar war,

auch nicht der Vorwurf einer Obliegenheitspflichtverletzung gemacht werden.

d) Ausgehend hiervon rugt die IR-Markeninhaberin nach vorlaufiger Auffassung
des Senats schlie3lich mit Recht, dass die in der Kommentierung von Kopacek
(a. a. O.) dargestellte Praxis des Patentamts letztlich zur einer Umgehung der
qualifizierten Anforderungen an die Auslandszustellung der Mitteilung nach 8§ 53
Abs. 2 MarkenG fuhrt.

Es entspricht der allgemeinen Auffassung in Rechtsprechung und Literatur —und
wird im Ausgangspunkt auch von der dargestellten Praxis des Patentamts nicht in
Zweifel gezogen — dass in Fallen wie dem vorliegenden, in denen das Schutzer-
suchen urspringlich unbeanstandet geblieben war, der verfahrenseinleitende L6-
schungsantrag dem auswartigen Markeninhaber nicht unmittelbar durch Aufgabe
zur Post gemal 8 94 Abs. 1 Nr. 1 zugestellt werden darf (vgl. BGH GRUR 1993,
467, 477 f. — Zustellungswesen; BPatG Mitt. 1991, 218; BPatG PAVIS PROMA,
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28 W (pat) 227/03 — MONTANA; siehe auch Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
§ 54 Rn. 14 m. w. N.). Da die Anhangigkeit eines patentamtlichen Verfahrens und
die Notwendigkeit, hierfur einen Inlandsvertreter zu bestellen, fur den auswartigen
Markeninhaber solange nicht erkennbar sind, bis er tatséachlich hieriber unter-
richtet wird, bedarf es insoweit einer formlichen Auslandszustellung nach Mal3-
gabe von 8 9 VWZG. Dies beinhaltet auch das Erfordernis eines Nachweises tber
die erfolgte Zustellung (vgl. 8 9 Abs. 2 VwZG: Rickschein, Zeugnis der ersuchten
Behorde etc.), denn nur hierdurch wird die sichere Feststellung ermdglicht, dass

der auswartige Markeninhaber tatsachlich Kenntnis nehmen konnte.

Die von Kopacek (a. a. O.) dargestellte Praxis des Patentamts verzichtet aber
gerade auf einen Zustellungsnachweis, vielmehr gelangt tber den Umweg einer
.Zweistufigen* Unterrichtung (formlose Mitteilung tber das Inlandsvertretererfor-
dernis, sodann Versendung der Mitteilung nach 8 53 Abs. 2 MarkenG durch Auf-
gabe zur Post) im Ergebnis die unwiderlegliche Zustellungsfiktion nach § 94
Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO analog zur Anwen-
dung. Damit wird aber das Erfordernis der tatsachlichen Erkennbarkeit umgangen
und im Ergebnis ein auswartiger Markeninhaber, der weder um das patentamtliche
Loschungsverfahren noch um das Inlandsvertretererfordernis wissen kann, mit
einer Léschung seines Schutzrechts bzw. der Schutzentziehung fiur das Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland sanktioniert, was jedoch der gesetzgeberischen
Intention zu 8§ 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG widerspricht.

8. Der Senat neigt daher der Auffassung zu, dass eine lediglich formlose, mit
einfachem Brief ins Ausland versandte Mitteilung nicht ausreichen kann, um die
Verpflichtung des auswartigen Markeninhabers nach 8 96 Abs. 1 MarkenG zur
Inlandsvertreterbestellung zu begriinden und die vereinfachte Auslandszustellung
nach 8 94 Abs. 1 Nr.1 MarkenG zu erdffnen. Legt man dies zugrunde, waren
samtliche amtsseitigen Zustellungen — sowohl die Zustellungen per Aufgabe zur

Post gemal § 94 Abs. 1 Nr.1 MarkenG, wie auch ohnehin die nachfolgenden
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offentlichen Zustellungen nach 8 10 Abs. 1 Nr.3 VwZG — unwirksam, so dass
weder die Widerspruchsfrist nach 8 53 Abs. 3 MarkenG, noch die einmonatige
Beschwerdefrist (8 66 Abs. 2 MarkenG) in Lauf gesetzt wurden. Aus vorlaufiger

Sicht des Senats hat die Beschwerde daher Aussicht auf Erfolg.

Da die Beantwortung der aufgeworfenen Rechtsfrage jedoch eine Praxis des Pa-
tentamts in Bezug auf die Auslandszustellung im Loschungs- bzw. Verfallsverfah-
ren betrifft und somit Gber den Einzelfall hinaus von grundsétzlicher Bedeutung ist,
wird der Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts gemaR 8§ 68 Abs. 2

MarkenG der Beitritt zum Verfahren anheimgegeben.

9. Dieser Beschluss ist unanfechtbar (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
8 68 Rn. 5 m. w. N.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl. 2010, § 68 Rn. 3).

Prof. Dr. Hacker Merzbach Dr. Meiser
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